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Resolucion N° 79791

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el dia 5 de febrero de 2025, LUISA FERNANDA
ACOSTA AGUDELO, solicito el registro de la Marca TROVE (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en las clases 14, 18 y 25 de la Clasificacion Internacional de
Nizal.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, no se
presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decision 486 de la
Comunidad Andina, encuentra la Direcciéon que de conformidad con el articulo 150 de
aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo
en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los
articulos 135 y 136 de la Decision. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de
gue no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad
Competente en ningun caso queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas
oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciara acerca de ellas
asi como acerca de la concesion o de la denegacion del registro solicitado.”

114: Collares [articulos de joyeria y de bisuteria]; collares de oro; collares de plata; dijes para collares; anillos [articulos de joyeria 'y de
bisuteria]; anillos de compromiso; anillos de cuero [joyeria]; anillos de oro; anillos de plata; brazaletes y pulseras; colgantes de pulseras;
dijes para pulseras; pulseras de oro; pulseras de plata; pulseras de tobillo; pulseras [joyeria y articulos de bisuteria]; pendientes;
pendientes de oro; pendientes de plata; cadenas [articulos de joyeria y de bisuteria]; gargantillas; diademas; llaveros y dijes para
llaveros.

18: Baules y maletas; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletas [maletines de transporte]; maletines; maletines de cuero para
documentos; maletines de viaje; maletines para catalogos; bolsos; bolsos de cambio para bebés; bolsos de cuero; bolsos de cuero
sintético; bolsos de deporte multiuso; bolsos de mano; bolsos de mano de malla; bolsos de moda; bolsos de punto; bolsos de trabajo;
bolsos y billeteras de cuero; rifioneras y bolsas de cadera; correas de cuero de imitacién; etiquetas de cuero; bandoleras; bandoleras
de cuero; estuches de cuero; estuches de cuero de imitacion; estuches para articulos de tocador; estuches para cosméticos, vacios.
25: Bailarinas [zapatos planos]; botas y zapatos; sandalias y zapatos de playa; zapatos; zapatos de cuero; gorras y sombreros
deportivos; sombreros; cinturones de cuero para ropa; cinturones para ropa; combinaciones [ropa interior]; corsés [ropa interior]; fajas
[ropa interior]; lenceria y ropa de dormir; pafioletas [ropa]; pafiuelos para la cabeza [ropa]; ropa*; ropa de deporte; ropa de exterior;
ropa de playa; ropa de punto; ropa interior; shorties [ropa interior]; sujetadores [ropa interior]; tangas (ropa de playa); tops [ropa]; trajes
de tres piezas [ropa]; turbantes [ropa]; bufandas [vestidos]; vestidos; vestidos de bafio; sombreros de cuero; sombreros de moda;
sombreros de playa; leggings [pantalones]; pantalones; pantalones al tobillo; pantalones bermudas; pantalones cargo; pantalones
cortos; pantalones cortos de bafio; pantalones de cuero; pantalones de vestir; chaquetas; chaquetas cortaviento; chaquetas de cuero;
chaquetas de gamuza; chaguetas de punto; chaquetas de seda; chaquetas impermeables; chaquetas largas; chaquetas sin mangas;
chaquetas sudadera; chaquetas vaqueras; abrigos de tela vaquera [denim]; camisetas; camisetas de cuello alto; camisetas de punto;
camisetas estampadas; abrigos; abrigos de piel; abrigos impermeables; abrigos vaqueros; chalecos de punto; faldas de punto; pijamas
de punto; vestidos de punto; blazers; kimonos; camisas tejidas; prendas de vestir tejidas; chalecos; salidas de bafio; trajes de bafio;
mallas [bafiadores]; pijamas; faldas; faldas short; minifaldas; shorts; batas de casa; sudaderas; gorras con visera; gorras de lana.
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Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decision 486

No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion
o de asociacion.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?,
esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacion entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relaciéon existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradas.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relacion de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace
gue la marca sea registrable.

2 oLa comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogréafica, auditiva e ideologica.

*En la comparacioén, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

*Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas Ultimas es donde se percibe el riesgo de confusion o de
asociacion.

<Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cémo el producto o servicio es captado por el publico consumidor. (...)".

3 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacién, vinculacién o conexién entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexiéon cuando los productos (o servicios)
en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideraciéon
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratdndose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexion cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestiéon
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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Literal f) del articulo 136 de la Decision 486

No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de
autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.
Concepto de lanorma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del articulo 136 de la Decision 486,
pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de
propiedad industrial, como son las patentes o los disefios industriales, asi como también
pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados.

Derechos de Autor

El derecho de autor es la proteccion que le otorga el Estado al creador de las obras
literarias o artisticas desde el momento de su creacién y por un tiempo determinado.

Es de precisar que desde el momento mismo de la creacion de la obra, se le reconocen a
los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos
patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalisimos, inalienables, inembargables,
intransferibles e irrenunciables, que Unicamente pueden estar en cabeza de una persona
natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza econémico -
patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de
explotacién a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos
morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona natural o juridica, bajo
el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de la
obra, debera mediar la autorizacién expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el articulo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el
articulo 30 de la ley 1450 de 2011), establece que la cesion de los derechos patrimoniales
de autor debe efectuarse por escrito:

“Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos,
guedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotacién previstas y al
tiempo y ambito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mencion del
tiempo limita la transferencia a cinco (5) afios, y la del ambito territorial, al pais en el que se
realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos
patrimoniales de autor o conexos deberdn constar por escrito como condicién de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de
autor, o los derechos conexos, asi como cualquier otro acto o contrato que implique
exclusividad, debera ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos
de publicidad y oponibilidad ante terceros.
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Serd inexistente toda estipulacion en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o
indeterminable la produccién futura, o se obligue a restringir su produccién intelectual o a no
producir.” (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decision 351, define como obra “toda creacion intelectual original de
naturaleza artistica, cientifica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma”.

De la anterior definicion se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Que se trate de una creacion intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio
y de la capacidad humana.

2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra;
la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra 'y
gue la hace Unica.

3. Que sean de caracter literario o artistico, esto se refiere a la forma de expresion de
la obra, es decir, del lenguaje utilizado.

4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido
0 por conocer.

A juicio de esta Direccion, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el
literal f) del articulo 136 de la Decisidbn 486 es necesario, en primer lugar, probar la
existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo anterior, recordandose que la
proteccion de los derechos de autor tiene como titulo originario la creacion intelectual
como tal, sin que se requiera registro alguno.

En adicion a lo anterior, el signo solicitado a registro debera constituirse inequivocamente
en una reproduccion total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan.

Derechos de Propiedad Industrial

Otros derechos que pueden resultar infringidos son aquellos que se refieren a bienes en
los cuales puede concurrir una doble proteccion: la marcaria y la de otro bien. Este casi
a nuestro juicio solo puede darse respecto de los disefios industriales, que amparan la
apariencia particular de un producto, Si bien la funcién primordial es de caracter
ornamental, ello no obsta para que en ocasiones esa apariencia cumpla con la funcion
distintiva.

La finalidad de un disefio industrial no es, como se dijo, distinguir el producto de otros
productos en el mercado. En este sentido puede afirmarse que para efectos de su
proteccion, no es relevante el concepto de riesgo de confusidn o el riesgo de asociacion,
nociones que no solo involucran el interés particular del titular de la marca, sino el interés
general de los consumidores, que no deben ser inducidos en error sobre la procedencia
empresarial de un determinado producto. Esta consideracion justifica la intervencion
oficiosa de la Administracion para denegar marcas confundibles con otras prioritarias y
gue los acuerdos entre particulares para permitir la coexistencia marcaria le sean
inoponibles. En el caso de un disefo industrial, se desdibuja el interés del consumidor,
para darle una mayor relevancia al derecho particular del disefiador, lo que justifica que
con su solo consentimiento la Administracion deba permitir que un tercero registre como
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marca ese disefio industrial, siempre y cuando reuna los requisitos que para tal efecto
prescribe la Decision 486.4

En cuanto a los productos o servicios que identificaria la marca solicitada a registro, el
articulo 136 literal f) de la Decisién 486, no indica que se requiera una relacion o identidad
entre los productos y servicios que se identificarian con la marca solicitada a registro y el
disefio industrial protegido o la obra protegida por el derecho de autor, simplemente indica
gue no es registrable el signo que infrinja un derecho de propiedad industrial y de autor
sin consentimiento de su titular.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontré la siguiente informacion
relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Estado | Vigencia
ZHONGSHAN 23/02/2027
. - . HONGXU DAILY 9, 25, ;
Mixta | Riding Tribe PRODUCTS CO., SD2017/0073484 10 28 Marca Registrada
LTD.
. X-TROVER | DIOVER JOHAN . 25/07/2031
Mixta KIDS WEAR | MESA GALVIS 11012507 9 25 Marca Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado Las marcas registradas

(//Z%flhglr'/be}?
f/caa‘;{ga

Jurisprudencia
Analisis en comparacion de marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-1P-2013, ha sefialado
que:

“En la comparacion entre marcas mixtas, el elemento predominante en el
conjunto marcario sera el denominativo, como norma general; aunque en
algunos casos pueda ser mas importante el elemento gréafico; en todo caso, en
la comparacion entre los signos mixtos deberd examinarse todo el conjunto,
tanto el elemento grafico como el elemento denominativo, vista su relevancia

4 METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial Ill. Primera edicion, 2006.Bogot4, :Raisbeck, Lara, Rodriguez y Rueda
(Baker & Makenzie), paginas 105-106.
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para que el puablico consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al
realizar la comparacion se determina que en la marca mixta predomina el
elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las
reglas que para ese proposito ha establecido la doctrina; y si, por otro lado, en
la marca mixta predomina el elemento gréfico frente al denominativo, no habria
lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacificamente en
el ambito comercial”.

Andlisis comparativo

Esta Direccion observa que el elemento nominativo TROVE / Riding Tribe, X-TROVER
KIDS WEAR, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las
palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaria para
pedir los productos protegidos con estas marcas.

Asi las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto
ortogréfico presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita las marcas
previamente registradas, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocalicas y
consonanticas, asi:

-TROVE / Riding Tribe, sin que el cambio de la vocal O por la | y de la consonante V por
B, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podra entender
razonablemente que se trata de una variacion o actualizacion de las marcas registradas.

-TROVE / X-TROVER KIDS WEAR, sin que la omision de la letra inicial X o de la letra
final R, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podra
entender razonablemente que se trata de una variacion o actualizacién de las marcas
registradas.

Por otra parte, esta Direccibn encuentra que los signos analizados son similarmente
confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un
impacto sonoro similar, en razon a la disposicion de los fonemas utilizados.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento grafico la forma de una
flor con un orificio en el centro, en forma de cerradura y tipografia particular, esto no es
suficiente para alejarla de la marca registrada, dadas las similitudes ortogréficas y
fonéticas antes sefaladas.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos
presenten similitudes susceptibles de generar confusion, resulta relevante que la
administracién se pronuncie sobre la eventual relacion que pueda existir entre los
productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberan tenerse
en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la
conexién competitiva entre los productos y/o servicios®.

5 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacién o conexion entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexién cuando los productos (o servicios)
en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucién o de
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexiéon cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
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Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

14: Collares [articulos de joyeria y de bisuteria]; collares de oro; collares de plata; dijes
para collares; anillos [articulos de joyeria y de bisuteria]; anillos de compromiso; anillos
de cuero [joyeria]; anillos de oro; anillos de plata; brazaletes y pulseras; colgantes de
pulseras; dijes para pulseras; pulseras de oro; pulseras de plata; pulseras de tobillo;
pulseras [joyeria y articulos de bisuteria]; pendientes; pendientes de oro; pendientes de
plata; cadenas [articulos de joyeria y de bisuteria]; gargantillas; diademas; llaveros y dijes
para llaveros.

18: Baules y maletas; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletas [maletines de
transporte]; maletines; maletines de cuero para documentos; maletines de viaje; maletines
para catalogos; bolsos; bolsos de cambio para bebés; bolsos de cuero; bolsos de cuero
sintético; bolsos de deporte multiuso; bolsos de mano; bolsos de mano de malla; bolsos
de moda; bolsos de punto; bolsos de trabajo; bolsos y billeteras de cuero; rifioneras y
bolsas de cadera; correas de cuero de imitacion; etiquetas de cuero; bandoleras;
bandoleras de cuero; estuches de cuero; estuches de cuero de imitacion; estuches para
articulos de tocador; estuches para cosméticos, vacios.

25: Bailarinas [zapatos planos]; botas y zapatos; sandalias y zapatos de playa; zapatos;
zapatos de cuero; gorras y sombreros deportivos; sombreros; cinturones de cuero para
ropa; cinturones para ropa; combinaciones [ropa interior]; corsés [ropa interior]; fajas [ropa
interior]; lenceria y ropa de dormir; pafioletas [ropa]; pafiuelos para la cabeza [ropa]; ropa*;
ropa de deporte; ropa de exterior; ropa de playa; ropa de punto; ropa interior; shorties
[ropa interior]; sujetadores [ropa interior]; tangas (ropa de playa); tops [ropa]; trajes de tres
piezas [ropa]; turbantes [ropa]; bufandas [vestidos]; vestidos; vestidos de bafio; sombreros
de cuero; sombreros de moda; sombreros de playa; leggings [pantalones]; pantalones;
pantalones al tobillo; pantalones bermudas; pantalones cargo; pantalones cortos;
pantalones cortos de bafo; pantalones de cuero; pantalones de vestir; chaquetas;
chaquetas cortaviento; chaquetas de cuero; chaquetas de gamuza; chaquetas de punto;
chaguetas de seda; chaquetas impermeables; chaquetas largas; chaquetas sin mangas;
chaquetas sudadera; chaquetas vaqueras; abrigos de tela vaquera [denim]; camisetas;
camisetas de cuello alto; camisetas de punto; camisetas estampadas; abrigos; abrigos de
piel; abrigos impermeables; abrigos vaqueros; chalecos de punto; faldas de punto;
pijamas de punto; vestidos de punto; blazers; kimonos; camisas tejidas; prendas de vestir
tejidas; chalecos; salidas de bafio; trajes de bafio; mallas [bafiadores]; pijamas; faldas;
faldas short; minifaldas; shorts; batas de casa; sudaderas; gorras con visera; gorras de
lana.

Los signos previamente registrados identifican:

complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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Expedientes Productos y servicios

SD2017/0073484 (25): Prendas de vestir; ropa de automovilismo; ropa de motociclismo;
ropa de ciclismo; zapatos; botas; zapatos para ciclistas; calzado para motociclistas; botas
de esqui; guantes de esqui; guantes [prendas de vestir]; impermeables.

11012507 (25): Vestido, calzado, sombrereria.

Identidad entre los productos de la clase 25 (marca solicitada y marcas registradas
expedientes SD2017/0073484 y 11012507)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o
servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que estan alli
principalmente por criterios de abstracta finalidad, mas que de la comunidad de otros
factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de
la relacion entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de
elementos en relacion género — especie, ubicados en la misma clase del nomenclador
internacional.

De acuerdo con las coberturas anteriormente descritas, se establece que el signo
solicitado pretende identificar productos de la clase 25, los cuales no solo se encuentran
dentro de la misma clase de los productos protegidos por la marca registrada (clase 25),
sino que, ademas, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la
relacion genero-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen
productos relativos a prendas de vestir, lo cual incrementa el riesgo de confusién, sin que
se requiera mayor analisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos
por la IP-100 de 2018 por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de
estudio, se permiten inferir que de coexistir I0s signos se generaria un riesgo de confusion
hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, dificilmente podran identificar
el distinto origen empresarial de los mismos.

Conexidad entre los productos de la clase 14 (marca solicitada) y los productos de
la clase 25 (marcas registradas expedientes SD2017/0073484 y 11012507).

Encuentra esta Direccién que, a pesar de no encontrarse en la misma clase del
Nomenclator Internacional, es indiscutible la relacion de conexidad entre los productos
reivindicados por cada uno de los signos. Lo anterior, en la medida que las prendas de
vestir comparten los mismos canales de comercializacion, mecanismos de difusion y
publico consumidor que los productos de joyeria y bisuteria, ya que muchas casas de
moda tienen lineas de joyeria y/o bisuteria.

En efecto, por las condiciones usuales del mercado, para el publico consumidor es posible
considerar que quienes se encargan de una serie de elementos o prestaciones estan en
la capacidad de incursionar en otros afines, tal como sucede en este caso, en la medida
gue quien produce y comercializa prendas de vestir (Cl. 25) puede elaborar y distribuir
otros articulos que embellecen, mejoran y/o complementan la apariencia personal como
la joyeria y la bisuteria (Cl. 14), asumiendo como razonable que los productos provienen
del mismo empresario.

Lo anterior, en la medida que se podria generar en el publico la creencia de que el titular
de la marca registrada con el proposito de ser competitivo en el mercado actual que
impone nuevos retos a los fabricantes, aunado al hecho de satisfacer las necesidades de
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los consumidores, quienes prefieren adquirir con un mismo participante del mercado el
mayor nimero de articulos que satisfagan su interés de actualizar su apariencia o aspecto
sin gastar mas tiempo y dinero, junto a la posibilidad de adquirir ofertas, han incursionado
en la manufactura de una serie de bienes en sectores del mercado analogos (moda).

Conexidad entre los productos de la clase 18 (marca solicitada) y los productos de
la clase 25 (marcas registradas expedientes).

La interpretacion prejudicial 100-1P-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
indica que, para analizar la conexion competitiva entre productos, se debe tomar en
cuenta que la inclusién de productos en una misma clase no es determinante para efectos
de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto andlisis, tal como lo
expresa el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decision 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar
el grado de vinculacion, conexion o relacion de los productos o servicios que amparan los
signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en
el publico consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos
identificados por las marcas.

Es asi, como para determinar el vinculo o conexion en el presente caso, tomaremos en
consideracion el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos.

De acuerdo con lo anterior, tanto la marca solicitada, como la registrada distinguen
productos relacionados con la industria marroquinera, puesto que tanto los productos de
la clase 18 como los de la clase 25, pueden ser elaborados en cuero o cuero de imitacion,
de tal manera que pueden ser puestos a disposicién del consumidor a través de los
mismos canales de comercializacion y divulgacion como es comun en el mercado actual,
por ejemplo almacenes que venden prendas de vestir, calzado y accesorios de cuero o
cuero de imitacién, dado que el consumidor interesado en la moda, suele tratar de
combinar sus prendas de vestir con los accesorios, por lo que el consumidor, guiado por
las dindmicas actuales del mercado podria encontrar razonable que estos productos
tengan un mismo origen empresarial.

Asi, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusién frente a un signo previamente
registrado o solicitado en registro estara incurso en la causal analizada siendo imposible
por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos
del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y
consumidores a escoger liboremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos
en el mercado.

Afectacion de un derecho de Autor.

El signo solicitado Derecho de autor protegido
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El signo solicitado es Mixto y corresponde a la expresion TROVE, para distinguir:

“14: Collares [articulos de joyeria y de bisuteria]; collares de oro; collares de plata; dijes
para collares; anillos [articulos de joyeria y de bisuteria]; anillos de compromiso; anillos
de cuero [joyeria]; anillos de oro; anillos de plata; brazaletes y pulseras; colgantes de
pulseras; dijes para pulseras; pulseras de oro; pulseras de plata; pulseras de tobillo;
pulseras [joyeria y articulos de bisuteria]; pendientes; pendientes de oro; pendientes de
plata; cadenas [articulos de joyeria y de bisuteria]; gargantillas; diademas; llaveros y dijes
para llaveros.

18: Baules y maletas; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletas [maletines de
transporte]; maletines; maletines de cuero para documentos; maletines de viaje; maletines
para catalogos; bolsos; bolsos de cambio para bebés; bolsos de cuero; bolsos de cuero
sintético; bolsos de deporte multiuso; bolsos de mano; bolsos de mano de malla; bolsos
de moda; bolsos de punto; bolsos de trabajo; bolsos y billeteras de cuero; rifioneras y
bolsas de cadera; correas de cuero de imitacion; etiquetas de cuero; bandoleras;
bandoleras de cuero; estuches de cuero; estuches de cuero de imitacion; estuches para
articulos de tocador; estuches para cosméticos, vacios.

25: Bailarinas [zapatos planos]; botas y zapatos; sandalias y zapatos de playa; zapatos;
zapatos de cuero; gorras y sombreros deportivos; sombreros; cinturones de cuero para
ropa; cinturones para ropa; combinaciones [ropa interior]; corsés [ropa interior]; fajas [ropa
interior]; lenceria y ropa de dormir; pafioletas [ropa]; pafiuelos para la cabeza [ropa]; ropa*;
ropa de deporte; ropa de exterior; ropa de playa; ropa de punto; ropa interior; shorties
[ropa interior]; sujetadores [ropa interior]; tangas (ropa de playa); tops [ropa]; trajes de tres
piezas [ropa]; turbantes [ropa]; bufandas [vestidos]; vestidos; vestidos de bafio; sombreros
de cuero; sombreros de moda; sombreros de playa; leggings [pantalones]; pantalones;
pantalones al tobillo; pantalones bermudas; pantalones cargo; pantalones cortos;
pantalones cortos de bafio; pantalones de cuero; pantalones de vestir; chaquetas;
chaquetas cortaviento; chaquetas de cuero; chaquetas de gamuza; chaquetas de punto;
chaquetas de seda; chaquetas impermeables; chaquetas largas; chaquetas sin mangas;
chaquetas sudadera; chaquetas vaqueras; abrigos de tela vaquera [denim]; camisetas;
camisetas de cuello alto; camisetas de punto; camisetas estampadas; abrigos; abrigos de
piel; abrigos impermeables; abrigos vaqueros; chalecos de punto; faldas de punto;
pijamas de punto; vestidos de punto; blazers; kimonos; camisas tejidas; prendas de vestir
tejidas; chalecos; salidas de bafio; trajes de bafio; mallas [bafiadores]; pijamas; faldas;
faldas short; minifaldas; shorts; batas de casa; sudaderas; gorras con visera; gorras de
lana.”.

Como se puede observar, el derecho de autor consiste en un video juego denominado
TROVE, desarrollado por “gamigo US, Inc", que es una empresa que “ofrece una amplia
oferta de juegos MMORPG y MMOG gratuitos. En nuestro catalogo conseguiras una
seleccidén variada de juegos free to play que puedes descargar directamente o jugar en el
navegador.”

El juego “Trove es una aventura de voxeles con final abierto que recorre innumerables
reinos llenos de misiones, cofres y enemigos de todos los tamafios. Es una potente mezcla
cubica de caracteristicas de RPG, combinada con la emocién de explorar mundos
generados procedimentalmente, jy la libertad creativa ilimitada para construir el tuyo
propio!”®

6 https://www.nintendo.com/es-mx/store/products/trove-switch/
7 https://es.gamigo.com/
8 https://es.gamigo.com/game/trove
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En el mercado actual es muy frecuente que los empresarios de video juegos incursionen
en mercados vinculados con los productos amparados en las clases 14, 18 y 25, ya los
video juegos se convierten en una tendencia para los consumidores e incluso se
convierten en parte de su estilo de vida, razon por la cual sus creadores impulsan la
comercializacion de productos derivados y coleccionables en diversas clases, como
pueden ser precisamente los productos de las clases solicitadas, ya que son una gran
influencia en la creacion de prendas de vestir (camisetas, chaquetas, gorras, zapatos
(clase 25)) y accesorios tematicos (relojes, collares, anillos, pulseras o llaveros (clase 14)
y (maletas, riioneras (clase 18)), que utilizan emblemas y personajes de los video juegos
como estrategia de mercadeo, dirigida al mismo nicho de mercado.

En el caso objeto de estudio es posible establecer la existencia de un derecho de autor
previo en cabeza de un tercero, por lo que, de llegarse a registrar el signo solicitado,
podria generar confusion y/o asociacion en el consumidor. Por lo tanto, es procedente dar
aplicacién a la causal de irregistrabilidad analizada.

Adicionalmente, se pudo evidenciar que en el expediente no obra el consentimiento
expreso del titular del derecho de autor para registrar el mismo como marca.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta comprendido en las causales de
irregistrabilidad establecidas en el articulo 136 literales a) y f) de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca TROVE (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificacién Internacional de Niza®,
solicitada por LUISA FERNANDA ACOSTA AGUDELO, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca TROVE (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificacion Internacional de Nizal,
solicitada por LUISA FERNANDA ACOSTA AGUDELO, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: Negar el registro de la Marca TROVE (Mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificacion Internacional de Nizall,

9 14: Collares [articulos de joyeria y de bisuteria]; collares de oro; collares de plata; dijes para collares; anillos [articulos de joyeria y de
bisuteria]; anillos de compromiso; anillos de cuero [joyeria]; anillos de oro; anillos de plata; brazaletes y pulseras; colgantes de pulseras;
dijes para pulseras; pulseras de oro; pulseras de plata; pulseras de tobillo; pulseras [joyeria y articulos de bisuteria]; pendientes;
pendientes de oro; pendientes de plata; cadenas [articulos de joyeria y de bisuteria]; gargantillas; diademas; llaveros y dijes para
llaveros.

10 18: Baules y maletas; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletas [maletines de transporte]; maletines; maletines de cuero para
documentos; maletines de viaje; maletines para catalogos; bolsos; bolsos de cambio para bebés; bolsos de cuero; bolsos de cuero
sintético; bolsos de deporte multiuso; bolsos de mano; bolsos de mano de malla; bolsos de moda; bolsos de punto; bolsos de trabajo;
bolsos y billeteras de cuero; rifioneras y bolsas de cadera; correas de cuero de imitacién; etiquetas de cuero; bandoleras; bandoleras
de cuero; estuches de cuero; estuches de cuero de imitacion; estuches para articulos de tocador; estuches para cosméticos, vacios.
11 25: Bailarinas [zapatos planos]; botas y zapatos; sandalias y zapatos de playa; zapatos; zapatos de cuero; gorras y sombreros
deportivos; sombreros; cinturones de cuero para ropa; cinturones para ropa; combinaciones [ropa interior]; corsés [ropa interior]; fajas
[ropa interior]; lenceria y ropa de dormir; pafioletas [ropa]; pafiuelos para la cabeza [ropa]; ropa*; ropa de deporte; ropa de exterior;
ropa de playa; ropa de punto; ropa interior; shorties [ropa interior]; sujetadores [ropa interior]; tangas (ropa de playa); tops [ropa]; trajes
de tres piezas [ropa]; turbantes [ropa]; bufandas [vestidos]; vestidos; vestidos de bafio; sombreros de cuero; sombreros de moda;
sombreros de playa; leggings [pantalones]; pantalones; pantalones al tobillo; pantalones bermudas; pantalones cargo; pantalones
cortos; pantalones cortos de bafio; pantalones de cuero; pantalones de vestir; chaquetas; chaquetas cortaviento; chaquetas de cuero;
chaquetas de gamuza; chaquetas de punto; chaquetas de seda; chaquetas impermeables; chaquetas largas; chaquetas sin mangas;
chaquetas sudadera; chaquetas vaqueras; abrigos de tela vaquera [denim]; camisetas; camisetas de cuello alto; camisetas de punto;
camisetas estampadas; abrigos; abrigos de piel; abrigos impermeables; abrigos vaqueros; chalecos de punto; faldas de punto; pijamas

Pagina 11 de 12

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes
canales: Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165
Direccidn: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00
www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co




Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 79791

RN

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

solicitada por LUISA FERNANDA ACOSTA AGUDELO, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO: Notificar de esta resolucion a LUISA FERNANDA ACOSTA
AGUDELO, solicitante del registro marcario, entregandole copia de la misma y
advirtiéendole que contra ella procede el recurso de apelacion ante el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberé interponerse dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a su notificacion.

ARTICULO QUINTO: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 8 de octubre de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

de punto; vestidos de punto; blazers; kimonos; camisas tejidas; prendas de vestir tejidas; chalecos; salidas de bafio; trajes de bafio;
mallas [bafadores]; pijamas; faldas; faldas short; minifaldas; shorts; batas de casa; sudaderas; gorras con visera; gorras de lana.
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